sygn. akt XXII GWzt 4/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2020 roku

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej w skfadzie:
Przewodniczacy: sedzia (del.) Agnieszka Gotaszewska
Protokolant: sekr. sad. Alina Korytkowska

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powodztwa M. GmbH w Berlinie

przeciwko |. Spétce z ograniczong odpowiedzialnosciag w Warszawie

o ochrone praw do unijnego znaku towarowego

orzeka

1. zakazuje pozwanemu |. Spéitce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie
oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania a takze sktadowania dla
tych celdéw modutow igtowych — systeméw iglty z nasadka, przeznaczonych do
wykonywania tatuazu, z uzyciem oznaczen ,,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” oraz
,Cheyenne Master Standard” w formie stownej lub stowno-graficznej;

2. umarza postepowanie w zakresie zgdania zakazania pozwanemu |. Spétce z
ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, eksportowania, skfadowania do tych celéw oraz
reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, urzadzen do tatuazu z uzyciem
oznaczen ,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub ,Cheyenne Master Standard” w
formie stownej lub stowno-graficznej oraz w zakresie Zzadania zakazania
pozwanemu |. Spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie
wytwarzania czes$ci i akcesoriow do urzgdzen do tatuazu z uzyciem oznaczeh
,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub ,Cheyenne Master Standard” w formie
stownej lub stowno-graficznej;

3. w pozostatym zakresie oddala powddztwo;

4. zasadza od pozwanego |. Spotki z ograniczong odpowiedzialno$cig w Warszawie
na rzecz powoda M. GmbH w Berlinie kwote 6.192,90 zt. (szesS¢ tysiecy sto
dziewieCdziesigt dwa ztotych dziewiecdziesigt groszy) wraz z odsetkami



ustawowymi za opdznienie od dnia uprawomocnienia sie niniejszego wyroku do
dnia zaptaty - tytutem zwrotu kosztow procesu, w tym kwote 5.908 zt (piec tysiecy
dziewiecset osiem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 4/20

Uzasadnienie wyroku z 2 grudnia 2020 roku

M. GmbH w Berlinie pozwem z 17 stycznia 2020 r. (data nadania pozwu
w placowce pocztowej) skierowanym przeciwko 1. Spolce zograniczona
odpowiedzialno$cia w Warszawie wniosla o nakazanie pozwanej zaniechania
wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, sktadowania dla
tych celow oraz reklamowania, w tym za pos$rednictwem Internetu, urzadzen do
tatuazu, czesci i akcesoriow do nich, z uzyciem oznaczenia ,Cheyenne", ,,Cheyenne
Master" oraz ,,Cheyenne Master Standard" w formie slownej lub slowno-graficznej
oraz zasgdzenie zwrotu kosztow procesu, w tym kosztéw zastepstwa procesowego
wedlug norm przepisanych oraz kosztdw postepowania zabezpieczajacego w sprawie
o sygn. XXII GWo 110/19 (pozew, k. 3-15).

I. Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Warszawie w odpowiedzi na
pozew oraz na rozprawie wniosta o oddalenie powbddztwa (odpowiedZ na pozew, k.
136-137; protokol z rozprawy wraz z wersjq skréocong— k. 178-183).

M.GmbH w Berlinie na rozprawie 26 listopada 2020 r. cofnela pozew
bez zrzeczenia sie roszczenia w zakresie zakazu:

- wytwarzania urzadzen do tatuazu oraz czesci i akcesoriow do takich
urzadzen z uzyciem oznaczen ,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub
»,Cheyenne Master Standard” w formie stownej lub stowno-graficzne;j;

- oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, skladowania do
tych celéow oraz reklamowania, w tym za po$rednictwem Internetu,
urzadzen do tatuazu z uzyciem oznaczen ,Cheyenne”, ,Cheyenne
Master” lub ,,Cheyenne Master Standard” w formie stownej lub stowno-
graficznej. Pozwany wyrazil zgode na cofniecie powodztwa w ww.
zakresie (protokét rozprawy, nagranie czas od 1:02:00 do 1:06:44).

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

M. GmbH w Berlinie jest miedzynarodowa spotka o charakterze
technologicznym, specjalizujaca sie w produkcji sprzetu medycznego. Kluczowym
przedmiotem jej dzialalnoSci jest prowadzenie badan i rozwoju w zakresie
wprowadzania substancji w glab skéry. Kartridze Cheyenne to jeden z produktow
spolki. Kartridze Cheyenne to gotowe do uzycia moduly iglowe do tatuazu, ktoére nie
wymagaja dodatkowej konfiguracji i sterylizacji (dowody: wydruk ze strony https://

(...).de/ wraz z tumaczeniem przysieglym — k. 34-37; wydruk ze strony .https:// (...)
wraz z ttumaczeniem przysieglym — k. 39-43).

Oznaczenie Cheyenne, pod ktérym M. GmbH w Berlinie oferuje i wprowadza
do obrotu swoje towary, podlega ochronie jako unijny stlowny znak towarowy. Znak
Cheyenne o nr 011396934, zgloszony zostal do ochrony 4 grudnia 2012 r. i pozostaje


https://mtderm.de/
https://mtderm.de/

pod ochronag dla nastepujacych towarow: 2 klasa - farby do tatuazu i 8 klasa -
maszyny do tatuazu, czeSci i akcesoria do nich, mianowicie igly do tatuowania,
moduly igiel, uchwyty i przyrzady reczne na moduly igiel. Znak ma charakter stowny
(dowody: certyfikat EUIPO dla znaku nr 011396934 — k. 45-48; wydruk z bazy
danych EUIPO dla znaku nr 011396934 — k. 50-53).

I. Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Warszawie produkuje i oferuje
urzadzenia oraz produkty do makijazu permanentnego, a takze inne materialy i
artykuly niezbedne do wykonywania makijazu permanentnego, $wiadczy ushugi
szkoleniowe w zakresie metod wykonywania makijazu permanentnego, przedtuzania
rzes metoda 1/1, tatuazu oraz body piercingu (dowody: wydruk z KRS — k. 55-60;
wydruk informacji o spélce i dzialalnosci ze strony https:// (...) — k. 62-63).

I. Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Warszawie w ramach
prowadzonej dzialalnoSci, za posSrednictwem strony internetowej pod adresem
https://www. (...).com/, oferowala do sprzedazy kartridze — moduly iglowe - do
wykonywania makijazu permanentnego oraz tatuazu. Produkty w ofercie
internetowej opatrzone byly nazwami ,Kartridz Cheyenne”, ,Kartridz Cheyenne
Master Standard”, natomiast na ich opakowaniach umieszczona byla nazwa
»,Cheyenne Master” (dowody: faktura VAT nr (...)— k. 65; zdjecie zakupionego towaru
— k. 67; wydruki ze strony internetowej sklepu pozwanego https://(...)com/ — k. 87-
89 oraz 91-92; notarialny protoko6l z udokumentowania treéci stron internetowych z
oferta pozwanego — k. 94-119, w szczegbdlnoSci k. 108 i 114; wydruk ze strony
pozwanego z oferta k. 121; komorniczy protokét zajecia ze zdjeciami — k. 123-126;
przyznane przez pozwanego — k. 179).

I. Sp. z 0.0. w Warszawie nabywala kartridze od osob trzecich, bez oznaczen
»,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub ,,Cheyenne Master Standard” — a nastepnie sama
nanosila te oznaczenia na opakowania kartridzy, w ten sposob, ze umieszczala na
opakowaniach naklejki z oznaczeniami, ktore uprzednio drukowala we wlasnym
zakresie (okoliczno$¢ przyznana przez pozwanego na rozprawie 26 listopada 2020
r., CZas nagrania 00:40:50 — 00:41:48).

M. GmbH w Berlinie pismami z 30 wrze$nia oraz 25 pazdziernika 2019 r.
wezwal 1. Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie do zaniechania
naruszen prawa do unijnego znaku towarowego Cheyenne — upatrujac naruszen w
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu przez I. Spotke z 0.0. w Warszawie kartridzy
oznaczonych tym znakiem (dowdd: kopia pisma z 30 wrzesnia 2019 r. — k. 69-82, w
odniesieniu do kartridzy k. 78; kopia pisma z 25 pazdziernika 2019 r. — 84-85).

Sad wustalit ww. stan faktyczny na podstawie powolanych dokumentow,
wydrukow i zdjeé, a takze o$wiadczen zlozonych przez pozwanego na rozprawie w
dniu 26 listopada 2020 roku. Ich prawdziwo$é nie budzila watpliwosci i nie byla
kwestionowana.

Powodztwo podlegalo uwzglednieniu w czesci.

Uzasadnienie w zakresie czeSci uwzgledniajacej powbddztwo

Powdd oparl swoje roszczenia na przystugujacych mu prawach z rejestracji
unijnych ikrajowych znakdéw towarowych tj. na podstawie art. 9 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii


https://www.inspiration-team.com/
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Europejskiej z 14 czerwca 2017 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 154, str. 1) oraz art. 296 ust. 1
ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 roku poz. 2309, dalej p.w.p.)

Przepis art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 przyznaje uprawnionemu z unijnego
znaku towarowego prawo wylgcznego i niezakléconego uzywania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie:

- oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych
towarow lub ushug. Jest to zakaz uzywania takiego oznaczenia, ktore
powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien - wszystkie
elementy unijnego znaku towarowego, lub gdy rozpatrywane jest jako
calos¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone
przez przecietnego konsumenta;

- oznaczenia, ktore jest jest identyczne z unijnym znakiem towarowym
lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub
ushug, ktore sg identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych unijny
znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobne - jezeli
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcow w blad;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Material dowodowy - certyfikat EUIPO oraz wydruk z bazy -
jednoznacznie potwierdza, ze powodowa spolka jest uprawniona do stownego
unijnego znaku towarowego ,Cheyenne” zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. WtlasnoSci Intelektualnej pod numerem 011396934 z
pierwszenstwem od dnia 4 grudnia 2012 r. Z zalgczonych do akt Swiadectw rejestracji
wynika wylaczne prawo powodowej spétki do uzywania slownego unijnego znaku
towarowego ,,Cheyenne” dla towarow w klasie 8 klasyfikacji nicejskiej obejmujacej
m.in. czesci i akcesoria do urzadzen do tatuazu, w tym takze moduly igiel.

Podobienstwo towarow

Pozwana spoétka uzywala w obrocie gospodarczym znaku ,,Cheyenne”. Pozwana
oferowala do sprzedazy, wprowadzala do obrotu, a takze skladowala w tych celach
moduly iglowe do wykonywania tatuazu i makijazu permanentnego opatrzone
znakiem ,Cheyenne” - identycznym wobec unijnego znaku towarowego
zarejestrowanego na rzecz powoda, a takze opatrzone znakami ,Cheyenne Master
Standard” oraz ,Cheyenne Master”- podobnymi do unijnego znaku towarowego
zarejestrowanego na rzecz powoda. Pozwana wskazala na swojej stronie internetowej,
ze ww. kartridz to ,zintegrowany system igly z nasadka (modul)” (k. 108).

Powyzsze prowadzi do wniosku, ze towary oznaczone zarejestrowanym
znakiem ,,Cheyenne” s3 identyczne lub wysoce podobne do towaréw oferowanych
przez pozwang. Towary oferowane przez pozwang obejmujace zintegrowany system
igly znasadka (modul) do wykonywania tatuazu i makijazu permanentnego,
odpowiadaja towarom zarejestrowanym dla znaku ,,Cheyenne” obejmujacym moduly
igiel do tatuowania.

Zgodnie zutrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienstwa
rozpatrywanych towarow lub ustlug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki
charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja



w szczegbdlnosci charakter tych towaréw lub ushug, ich przeznaczenie, sposéb
uzywania, podobnie jak to, czy towary lub uslugi te konkuruja ze sobg, czy tez sie
uzupelniaja. Inne czynniki, jak na przyklad kanaly dystrybucji danych towar6w, moga
by¢ takze wziete pod uwage (wyrok Sqdu UE zdnia 11lipca 2007r., E..(P.),
T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 371 przytoczone tam orzecznictwo).

Zarobwno wykonanie tatuazu, jak i makijazu permanentnego, polega na
wprowadzeniu pod skére pigmentu. Oba towary (powoda i pozwanego) kierowane sg
do przedsiebiorcéw prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie pigmentacji skory —
wykonywania tatuazu, czy makijazu permanentnego. Produkty powoda i pozwanego
nalezy uzna¢ za konkurujace oraz, ze wzgledu na swoje zastosowanie i krag
odbiorcow, spelniajace kryteria identycznoSci.

Identycznosé lub podobienistwo znaku

Ocena identycznoSci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno
unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opiera¢ naich zgodnos$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki
nalezy poréwnywac¢ calo$ciowo, adecydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem,
tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego
elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie
zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta (wyrok Trybunatu z 20 marca
2003 r. C-291/00 L.). Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne, jezeli z punktu
widzenia okreS§lonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej czeSciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach (wyrok Sqdu z 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/o1 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa
identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie
oceny wizualnych, fonetycznych iznaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego
oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta (wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie
C-291/00 L., z 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA).

Pozwana w ramach prowadzonej dzialalnoSci oferuje towary opatrzone
oznaczeniami ,Cheyenne”, ,Cheyenne Master Standard” i ,Cheyenne Master”.
Oznaczenie ,Cheyenne” stosowane przez pozwanego jest identyczne ze slownym
unijnym znakiem towarowym, ktorego podmiotem pozostaje powod. Unijny znak
towarowy ,,Cheyenne” zostal zarejestrowany jako slowny znak towarowy. Ochronie
podlega skladajace sie na ten znak slowo jako takie - bez wzgledu na rozmiar, kolor,
czy grafike czcionki, ktérg je zapisano. Oba oznaczenia ,,Cheyenne” — znak towarowy
powoda i oznaczenie stosowane przez pozwanego sa identyczne pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym. Natomiast pod wzgledem konceptualnym znak
»,Cheyenne”, jak i stosowane przez pozwana oznaczenie maja charakter fantazyjny i
nie maja okreslonego znaczenia.

Odnoszac sie natomiast do dwoéch kolejnych oznaczen ,,Cheyenne Master
Standard” i ,Cheyenne Master”, to w pierwszej kolejno$ci wskaza¢ nalezy,
ze w Swietle orzecznictwa przejecie w znaku poOzZniejszym wcze$niejszego znaku
towarowego — z dodaniem innego slowa — stanowi, co do zasady, o podobienstwie
znakow (wyrok Sqdu Pierwszej Instancji z 12 listopada 2008, T-128/07 E., pkt 28).
Warunkiem mozliwoéci inkorporowania w oznaczeniu po6zniejszym cudzego znaku



towarowego jest wymog, aby powstale w ten sposob oznaczenie posiadalo swéj wlasny
charakter odroézniajacy (wyrok Naczelnego Sqgdu Administracyjnego z dnia 11
pazdziernika 2011 r. sygn. II GSK 914/10).

W ocenie Sadu wyraz ,Cheyenne” stanowi jedyny dystynktywny element w
oznaczeniach stosowanych przez pozwanego. O identyfikacji przez konsumenta
oznaczenia decyduje element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny,
abstrakcyjny, przyciagajacy uwage. Potencjalny odbiorca, zwykle zapamietujacy tylko
charakterystyczng cze$¢ oznaczenia utrwali w swojej pamieci przede wszystkim
okreslenie ,,Cheyenne”.

Wyrazy ,,Master Standard” i ,Master”, uzna¢ nalezy za wyrazenia powszechnie
zrozumiale dla polskiego odbiorcy towaréw. Beda one oznaczaly odpowiednio
smistrzowski standard, mistrzowski poziom” i ,mistrzowski”. Stanowig one zatem
element opisowy towaru. W konsekwencji, dodanie do elementu dystynktywnego
»,Cheyenne” elementu opisowego ,Master Standard” i ,Master” nie nadaje utworzonej
w ten sposOb nazwie wlasnego charakteru odrézniajacego.

Sad uznatl zatem, ze stosowane przez pozwanego oznaczenia ,,Cheyenne Master
Standard” i ,Cheyenne Standard” sa wysoce podobne do slownego unijnego znaku
towarowego ,,Cheyenne” — do ktorego powodowi przyshuguje prawo wylgczne.

Ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad

W  odniesieniu do identycznych towaréw opatrzonych oznaczeniem
identycznym, jak znak towarowy (tzw. podwdjna identyczno§é) — przestanka
wprowadzenia w blad nie ma znaczenia dla odpowiedzialnoSci z tytulu naruszenia
prawa wylacznego (art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017
roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej).

Z kolei dla calosciowej oceny wprowadzenia w blad w sytuacji stosowania
oznaczenia podobnego do unijnego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych
lub podobnych towaréw lub ustug znaczenie ma:

- identyczno$¢ towardw;

- wysoki stopien podobienstwa oznaczen ,,Cheyenne Master Standard” i

»,Cheyenne Master” wzgledem znaku powoda.

Dla dokonania calo$ciowej oceny ryzyka wprowadzenia w blad nalezalo takze
ustali¢ wzorzec przecietnego konsumenta — uwaznego, $wiadomego i rozsadnego.
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest bowiem oceniane wedlug sposobu
postrzegania okre$lonego konsumenta zuwzglednieniem wzajemnej zalezno$ci
miedzy podobienstwem towaréw, ktorych dotycza oznaczenie objete ochrong i
oznaczenie mu przeciwstawione (wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 11
listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 S. , z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-
206/04 M., z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

Sad wskazuje, ze ,poziom uwagi przecietnego odbiorcy moze sie roznic
w zaleznosci od danej kategorii towarow lub ushug" (wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r.
w sprawie L. GmbH przeciwko K., C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 26). Przyjmuje sie,
ze im bardziej wyrafinowany jest odbiorca, tym mniejsze jest prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka wprowadzenia w blad, natomiast wyzszy poziom uwagi odbiorcy



jest najczeSciej zwigzany z trzema kategoriami zakupow, okreSlanych mianem:
drogich, rzadkich oraz ryzykownych (B. Depo, Specific Criteria in Determining
Likelihood of Confusion in Relation to Pharmaceutical products, Zeitschrift fiir
Stoffrecht StoffR 2004, nr 4, s. 192; J. Sitko w: Demendecki Tomasz 1 in., Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz"”, opublikowano: LEX 2015). Towary
pozwanego i powoda nie naleza do zadnej z powyzszych kategorii.

W ocenie Sadu wzorzec konsumenta nalezy zdefiniowaé w obrebie
profesjonalistbw — nota bene pozwana na swojej stronie internetowej wskazuje,
ze moduly przeznaczone sa dla profesjonalistow - tj. os6b prowadzacych zawodowo
studia tatuazu lub tez salony kosmetyczne. Osoby te maja podwyzszony stopien
uwagi, niemniej biorac pod uwage identyczno$¢ oferowanych towaré6w oraz oznaczen,
ktoére wprost inkorporuja dystynktywne oznaczenie ,,Cheyenne”, to nawet takie osoby
moga zosta¢ wprowadzony w blad co do pochodzenia towaréw od stron
postepowania. W szczego6lno$ci moze uznaé, ze kartridze, oferowane i wprowadzane
do obrotu przez pozwana pochodza od powoda lub podmiotu powigzanego
z powodowa spoike.

Reasumujac, korzystanie przez pozwana z kwestionowanych oznaczen narusza
prawa wylaczne powodowej spolki, zaklocajagc wykonywanie przez jego znak
towarowy przynaleznych mu funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej
i jako$ciowej. Moze takze dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego tego znaku
prowadzac do jego degeneracji. Tym samym nastgpilo naruszenie prawa powodowe;j
spotki do stownego unijnego znaku towarowego w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2
lit. a) i b) rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 11 2 ustawy — Prawo

Powodowa spotka zatem dochodzi¢ zastosowania wzgledem pozwanej sankcji
wynikajacych z naruszenia.

Roszczenie

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane
w szczeg6lnosci:
a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b) oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub
Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,;

c) przywdz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody,
orzeczenie zakazujace okreSlonych dzialan. Stosuje réwniez S$rodki, zgodnie z
przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu
(art. 130 ust. 1 rozporzadzenia nr 2017/1001). Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istnieja inne jeszcze sposoby ($§rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzadzenia, sagd powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do
ochrony znaku unijnego.



W ocenie Sadu, w okoliczno$ciach sprawy w pelni uzasadnione jest zadanie
z zakazania pozwanej oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, a takze
skladowania w wymienionych celach moduléw iglowych — systemoéw igly z nasadka
(tzw. kartridzow), przeznaczonych do wykonywania tatuazu, ktére zostaly oznaczone
wyrazami ,,Cheyenne”, ,,Cheyenne Master Standard” i ,,Cheyenne Master” — w formie
slownej lub stlowno-graficznej. Powyzsze roszczenia maja bowiem odzwierciedlenie w
zgromadzonym materiale dowodowym. Pozwana bowiem zar6wno oferowala,
wprowadzala do obrotu, jak i skladowala ww. kartridze oznaczone znakiem
»,Cheyenne”. Jednoczeé$nie, fakt wprowadzania do obrotu czyni prawdopodobnym
takze eksportowanie wskazanych produktow — jezeli eksportu wymaga miejsce
zamieszkania lub siedziba nabywcy produktu. O powyzszym Sad orzekl w pkt 1
wyroku z 2 grudnia 2020 r.

Umorzenie postepowania - Cofniecie powodztwa

Zgodnie z art. 355 k.p.c. Sad umorzy postepowanie, jezeli powdd ze skutkiem
prawnym cofnal pozew, strony zawarly ugode lub zostala zatwierdzona ugoda zawarta
przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stalo sie zbedne lub
niedopuszczalne.

Z art. 203 § 1 k.p.c. wynika, ze pozew moze by¢ cofniety bez zezwolenia
pozwanego az do rozpoczecia rozprawy, a jezeli z cofnieciem polaczone jest zrzeczenie
sie roszczenia - az do wydania wyroku.

Powodowa spoélka na rozprawie 26 listopada 2020 r. cofnela powbddztwo w

zakresie w zakresie zakazu:

- wytwarzania urzadzen do tatuazu oraz czeSci i akcesoriow do takich
urzadzen z uzyciem oznaczen ,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub
»,Cheyenne Master Standard” w formie stlownej lub stowno-graficznej;

- oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, skladowania do
tych celow oraz reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu,
urzadzen do tatuazu z uzyciem oznaczen ,Cheyenne”, ,Cheyenne
Master” lub ,,Cheyenne Master Standard” w formie stownej lub stowno-
graficznej. Pozwany wyrazil zgode na cofniecie powodztwa w ww.
zakresie (protokét rozprawy, nagranie czas od 1:02:00 do 1:06:44).

Sad nie znalazl przy tym podstaw do przyjecia, ze cofniecie jest
niedopuszczalne. (art. 203 § 4 k.p.c.). W zakresie objetym cofnieciem Sad umorzyl
postepowanie (pkt 2 wyroku z 2 grudnia 2020 roku).

Oddalone pow6dztwo w zakresie zakazu reklamowania moduléw iglowych oraz
zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, skltadowania dla
tych celéw oraz reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, czeSci
i akcesoriow do tatuazu — innych niz moduly iglowe

Za nieuzasadnione Sad uznal natomiast roszczenie w zakresie zaniechania
reklamowania modulow iglowych - systeméw igiel z nasadka (kartridzow), poniewaz
w toku postepowania powodowa spotka nie wykazala, aby pozwana faktycznie
reklamowala kartridze przy wykorzystaniu oznaczen ,,Cheyenne”, ,,Cheyenne Master”
lub ,Cheyenne Master Standard” - ewentualnie aby wystapilo wysokie



prawdopodobienstwa, iz pozwana w przyszlo$ci zamierzala prowadzi¢ dzialania
reklamowe.

W przypadku juz dokonanego naruszenia zaniechanie okres§lonych dzialan na
przyszlo§¢ powinno by¢ oceniane wedlug stanu rzeczy istniejacego w chwili
zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Jezeli zatem stan naruszenia ustal i nie
istnieje niebezpieczenstwo dokonania naruszen w przysztoSci, nie ma podstaw do
uwzglednienia roszczenia zakazowego. Zatem, dla uwzglednienia roszczenia
zakazowego, musi istnie¢, w dacie zamkniecia rozprawy - niebezpieczenstwo
naruszen w sposob objety treScig roszczenia zakazowego (por. P. Podrecki, E. Traple,
w: System PrPryw, t. 14 C, s. 367 i n.). W ocenie Sadu z materialu dowodowego
zgromadzonego w postepowaniu nie wynika, aby istnialo ryzyko reklamowania przez
pozwanego kartridzy z wykorzystaniem oznaczen ,,Cheyenne”, ,,Cheyenne Master” lub
»,Cheyenne Master Standard”.

Powyzsze wywiodl Sad z nastepujacych okolicznosci:

1. w polskim prawie brak jednolitej definicji reklamy. Zgodnie z art. 4 pkt 17
ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji reklamg jest przekaz
handlowy, pochodzacy od podmiotu publicznego lub prywatnego, w
zwigzku z jego dzialalno$cig gospodarcza lub zawodowa, zmierzajacy do
promocji sprzedazy lub odplatnego korzystania ztowaréw lub ustug;
reklama jest takze autopromocja. Z kolei w prawie europejskim za reklame
uwaza sie kazdg wypowiedz, ktorej celem jest promocja towaréw lub ustug,
zwigzana  zprowadzong  dzialalnoScia  przemyslowa, handlowa,
rzemieSlnicza i z wolnymi zawodami (art. 2 lit. a dyrektywy 2006/114/WE
w sprawie reklamy wprowadzajacej wblad i reklamy poréwnawczej). Z
powyzszych definicji wynika zatem, ze reklama stluzy do promoc;ji towaréw,
tj. zgodnie z definicja z internetowego Slownika Jezyka Polskiego promocja
to dzialania zmierzajace do zwiekszenia popularnoéci jakiego$ produktu lub
przedsiewziecia i jego upowszechnienia;

2. na stronie internetowej pozwanej spolki, na ktorej pozwana oferowata do
sprzedazy moduly iglowe opatrzone znakiem ,Cheyenne” nie sposob
dostrzec elementoéw, ktore zmierzalyby do promowania (zwiekszenia
popularnoéci, upowszechnienia) ww. towaréw. Przekaz pozwanej
ograniczal sie do umieszczenia na stronie internetowej oferty sprzedazy
kartridzy oznaczonych znakiem ,,Cheyenne”. O charakterze przekazu jako
oferty przesadza umieszczenie ceny produktu, a takze komunikatu ,,Dodaj
do koszyka” (k. 114, 108) — charakterystycznego dla ofert sprzedazy
umieszczanych w sklepach funkcjonujacych za posrednictwem Internetu.
Powyzszej oceny charakteru komunikatu jako oferty (a nie reklamy) nie
zmienia umieszczona na stronie internetowej informacja, ze prezentowane
produkty stanowiag towary ,najwyzszej jakoSci”. Stanowi ona element opisu
towaru — prezentacji jego cech, przeznaczenia, sposobu wykorzystania dla
potencjalnego nabywcy;

3. wydaje sie, ze na etapie przedprocesowym sam powo6d kwalifikowal
dzialania pozwanego jako oferowanie produktu, a nie jako jego
reklamowanie. W wezwaniu przedprocesowym z 30 wrzesnia 2019 roku, w
czeSci 3.1 dotyczacej naruszenia slownego znaku towarowego UE
»,Cheyenne” powdd wskazuje, ze dzialania pozwanego polegajace na
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridzy za pos$rednictwem strony
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internetowej, pod oznaczeniami wykorzystujacymi stowny znak towarowy
»,Cheyenne” — stanowig naruszenie tego znaku (k. 78). W dzialaniach
pozwanego powdd nie upatrywal naruszenia znaku towarowego przez jego
wykorzystanie w reklamie;

4. powod nie wskazal innych okoliczno$ci (poza oferowaniem na stronie
internetowej), ktore $wiadczy¢ moglyby o reklamowaniu przez pozwanego
produktéw z wykorzystaniem oznaczen ,,Cheyenne”, ,,Cheyenne Master” lub
»,Cheyenne Master Standard”;

5. Sad mial takze na wzgledzie, ze reklama nie pozostaje w tego rodzaju
immanetnym zwigzku z oferowaniem produktu lub jego wprowadzaniem
do obrotu, ktéry uzasadnialby przyjecie, ze oferowanie produktu lub jego
wprowadzenie do obrotu per se kreuje w przyszlo$ci niebezpieczenstwo
dzialan polegajacych na naruszeniu wylacznego prawa do unijnego znaku
towarowego poprzez uzycie tego znaku (lub oznaczenia podobnego) w
reklamie. Innymi stlowy — oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu nie zawsze
towarzyszy (i nie musi towarzyszy¢ reklama). Brak tego rodzaju dzialan
pozwanego w przeszloéci w ocenie Sadu nie pozwala przyjacé
niebezpieczenstwa ich zaistnienia w przysztoSci.

Nadto Sad oddalil powbédztwo réowniez w zakresie roszczenia o zaniechania
oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, sktadowania dla tych celow
oraz reklamowania, w tym za poérednictwem Internetu, czeSci i akcesoriow do
tatuazu, innych niz moduly iglowe - systemy igiel z nasadka.

Z treSci pozwu wynika, ze powodowa spoltka wystapila z roszczeniem
o zaniechanie w zakresie urzadzen do tatuazu oraz czeSci i akcesoriow do nich.
W zakresie urzadzen do tatuazu powodztwo zostalo cofniete. Niemniej powodowa
spotka w toku postepowania wykazala jedynie, ze pozwana naruszyla jego prawa do
znaku ,,Cheyenne” w zakresie moduléw iglowych, a nie innych cze$ci, czy akcesoriow
przeznaczonych do wykorzystania wraz z urzadzeniami do tatuazu. Podobnie,
wezwanie przedprocesowe z 30 wrze$nia 2019 r. — w odniesieniu do naruszenia
slownego znaku towarowego ,Cheyenne” wskazuje jedynie na moduly iglowe
(kartridze).

Wobec powyzszego w pkt 3 wyroku z 2 grudnia 2020 r. Sad oddalil powddztwo
w zakresie, w jakim odnosilo sie do zakazu reklamowania modulow iglowych oraz
zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, sktadowania w tych
celach i reklamowania akcesoriow i czesci do urzadzen do tatuazu innych, niz moduly
iglowe.

Koszty procesu

Sad o kosztach procesu orzekl zgodnie z art. 100 k.p.c. stosunkowo rozdzielajac
koszty postepowania.

W toku postepowania strona powodowa poniosta koszty procesu w lacznej
kwocie 8.847 zlotych, co obejmuje:

a) 5.400 zlotych tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego zgodnie z § 2
pkt 6 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 pazdziernika
2015 r. w sprawie oplat za czynnoS$ci adwokackie;



b) 1.680 zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego zgodnie z § 8
pkt 19 ww. rozporzadzenia;

¢) 17 zlotych tytulem zwrotu oplaty od pelnomocnictwa;

d) 300 zlotych tytulem zwrotu oplaty od pozwu;

e) 100 zlotych tytulem zwrotu oplaty od wniosku o zabezpieczenie w
postepowaniu XXII GWo 110/19;

f) 1.350 zlotych tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego poniesionych
w postepowaniu XXII GWo 110/19 zgodnie z § 8 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 6 ww.
rozporzadzenia.

Sad konfrontujac tre$¢ roszczenia wskazanego w pozwie z zakresem cofniecia
powodztwa i zakresem oddalania powodztwa przyjal, ze powdd wygral sprawe w 70%,
a pozwany w 30%. Wskazac nalezy, ze cofniecie powddztwa nie nastgpilo wylacznie w
wyniku przebiegu rozprawy z 26 listopada 2020 r. O ile przebieg rozprawy i
ujawniona na rozprawie okoliczno$¢, ze pozwany sam oznaczal moduly iglowe
oznaczeniem ,Cheyenne”, ,Cheyenne Master” lub ,Cheyenne Master Standard”
uzasadniala cofniecie pozwu o =zakazanie wytwarzania moduléw oznaczonych
przedmiotowymi oznaczeniami, o tyle — cofniecie pozwu w zakresie zakazania
wytwarzania, oferowania, reklamowania, czy wprowadzania do obrotu urzadzen do
tatuazu nie miatlo zwigzku z przebiegiem rozprawy i ujawnionymi na rozprawie
okoliczno$ciami. Material zalaczony przy pozwie nie uzasadnial wskazanego
roszczenia ab initio — nie dotyczyl bowiem urzadzen do tatuazu. Podobnie, oddalenie
powodztwa w czeSci takze nie mialo zwigzku z przebiegiem rozprawy. Powodztwo
zgloszone bylo w szerokim zakresie, wzgledem naruszen, ktérych dokonala pozwana
Spolka.

Konkludujac Sad zasadzil od pozwanej na rzecz powoda 6.192,90 zlotych
(8.847 zlotych x 0,70) tytulem zwrotu kosztoéw procesu.

Majac na uwadze powyzsze argumenty, Sad orzekl jak w wyroku.

sedzia SR (del.) Agnieszka Golaszewska



